Sygn. akt: XXI1 GWo 59/20

POSTANOWIENIE
Dnia 22 pazdziernika 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial Wlasnos$ci Intelektualnej w sktadzie:
Przewodniczacy: SSO Agnieszka Matlak

po rozpoznaniu w dniu 22 pazdziernika 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku 4. Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg
w Poznaniu

z udziatem E. Spoélka z ograniczona odpowiedzialno$cia Spélka komandytowa
z siedziba w Krakowie

o zobowigzanie do udzielenia informacji

postanawia:

whniosek oddalié.

SSO Agnieszka Matlak

XXI1 GWo 59/20

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 7 wrzesnia 2020 r. uprawniona 4. Spodtka z ograniczong
odpowiedzialno$cia z siedzibg w Poznaniu wniosta o wezwanie obowigzanej E. Spotka z
ograniczong odpowiedzialno$cia Spotka komandytowa =z siedzibag w Krakowie
do udzielenia informacji o ilosci produktow okreslanych aktualnie przez obowigzang nazwa
handlowg ,,Zuma Kids Solution” wystanych odbiorcom w okresie od dnia 3 marca 2020 r.
do dnia zlozenia wniosku oraz o cenach, za jakie te produktu zostaty sprzedane odbiorcom
(wniosek, k. 3 - 34 akt).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 pazdziernika 2020 r. obowigzana wniosta
o oddalenie w catosci wniosku uprawnionej 1 o zasadzenie od uprawnionej na rzecz
obowigzanej zwrotu kosztow postgpowania, w tym kosztdw zastgpstwa procesowego wg.

norm przepisanych (odpowiedz na wniosek, k. 500 - 504 akt).



Sad ustalil i zwazy!l co nastepuje:

Uprawniona 4. Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba
w Poznaniu powstata w 2011 r. i prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza, ktérej przedmiotem jest
sprzedaz akcesoriow dziecigcych, w szczegdlnosci wozkoéw dziecigcych pod marka
KINDERKRAFT (wydruk z KRS spotki, k. 43 - 50 akt, wydruk zrzutu ekranu ze strony (...)
t.com, k. 56 - 71 akt, wydruk zrzutu ekranu ze strony (...) przedstawiajgcy stan strony w dniu
24 wrzesnia 2011 r., k. 73 - 74 akt).

4. Sp. z o.0. przystuguje na terytorium Polski licencja wytgczna na patent europejski
EP1795424, wudzielony na rzecz przedsicbiorstwa prawa niemieckiego U.
z siedziba w Ergolding (Republika Federalna Niemiec) w wyniku zgtoszenia nr EP06125662
z dnia 8 grudnia 2006 r. Patent europejski zostat udzielony w dniu 13 maja 2009 r.
z pierwszenstwem od dnia 8 grudnia 2005 r. Ttumaczenie patentu pt. ,,Przeksztatcany wkiad
do siedzenia-lezenia do wozka dzieciecego albo wozka dla lalek” na jezyk polski przedtozono
przed Urzgdem Patentowym RP i opublikowano z dniem 30 pazdziernika 2009 r. Patent
pozostaje w mocy i zostat optacony do dnia 8 grudnia 2020 r. (wycigg z rejestru patentowego
UPRP, k. 76 - 77 akt, wydruk z bazy danych European Patent Register, k. 79 - 80 akt, decyzja
0 udzieleniu patentu europejskiego, k. 82 - 83 akt, wydruk z wiadomosci Urzedu Patentowego,
k. 88 - 93 akt, tHumaczenie patentu europejskiego opublikowane przez Urzqd Patentowy RP,
k. 95 - 154 akt).

Przedmiotem wynalazku objetego ochrong jest przeksztalcany wkiad do siedzenia-
lezenia do wozka dziecigcego albo wozka dla lalek z urzadzeniami do mocowania
do elementow nosnych albo na podwoziu wozka dziecigcego albo wdzka dla lalek o cechach
podanych w czg$ci przedznamiennej zastrzezenia 1. Zakres ochrony wynikajacej z patentu
EP1795424 definiuja zastrzezenia, w tym zastrzezenie niezalezne nr 1, stanowiace
ze ,,przeksztatcalny wktad do siedzenia-lezenia do wozka dzieciecego albo wozka dla lalek,
z obwodowg ramq (8) od strony gormej, na podwieszce (9, 10) do mocowania dna
ze sztywnymi na zginanie tworzqcymi przebiegajqce poprzecznie osie sktadania czesciami
dennymi (11, 12, 13), ktore sq polgczone ze sobg przegubowo, albo ze sktadanym, majgcym
przebiegajqce poprzecznie osie skiadania materacem (33) z usztywnionymi polami,
urzqdzeniami do wychylnego mocowania ramy (8) do elementow nosnych, w albo
na podwoziu wozka dzieciecego albo wozka dla lalek, przy czym przez przemieszczenie ramy

(8) z polozenia w zasadzie poziomego w co najmniej skosne potozenie wkiad do siedzenia-



lezenia jest przeksztalcalny z polozenia uzytkowego jako wktad do lezenia w polozZenie
uzytkowe jako wktad do siedzenia, znamienny tym, ze

- na bocznych pretach ramy (8) przewidziane sq rozciggajgce sie do dotu, lezgc
w przyblizeniu w osi punktu ciezkosci ramy (8) albo przesuniete w kierunku strony glowy
ramy, adaptery (1, 2), ktore sq do niej mocowane bezposrednio albo poprzez uchwyty (6, 7)
i sqg mocowane strong dolng w albo na podwoziu albo na stojaku ustawianym na podstawie
ustawczej, i

- Ze adaptery (1, 2) sq nastawne od gory i/albo od dotu na rozne kqty nachylenia albo rama
(8) jest nastawna na rozne kqty nachylenia wzgledem adapterow (1, 2),

- przy czym, w poziomym potozeniu ramy (8), zasadniczo rownolegta do ramy i przebiegajgca
w kierunku konca od strony stop, pierwsza czes¢ denna (13) albo pole dla materaca (33),
w kazdej pozycji uzytkowej wkladu do siedzenia - lezenia tworzy co najmniej odcinek
podporowy dla lydek, nastepna czes¢ denna (12) albo pole materaca tworzy odcinek
do siedzenia i trzecia czes¢ denna (11) przylgczona do niej przegubowo albo pole materaca
tworzy odcinek oparcia dla plecéw i

- wzgledne przestawienie kqta odcinkow nastepuje przez zmiane diugosci i/lub przez zmiane
punktow tqgczqcych podwieszek (9, 10) (tumaczenie patentu europejskiego opublikowane
przez Urzqd Patentowy RP, k. 95 - 154 akt).

Uprawniona 4. Sp. z 0.0. uzyskala wylaczng licencj¢ na Kkorzystanie
z wynalazku chronionego tym patentem na terytorium Polski na mocy aneksu z dnia 3 marca
2020 r. do umowy licencyjnej z dnia 1 stycznia 2019 r. (wycigg z rejestru patentowego
UPRP, k. 76 - 77 akt, umowa licencyjna z dnia 1 stycznia 2019 r., k. 156 - 163 akt, aneks do
umowy licencyjnej z dnia 3 marca 2020 r., k. 176 - 179 akt).

Obowigzana E. Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia Spotka komandytowa z
siedzibg w Krakowie prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza, ktérej przedmiotem jest sprzedaz
hurtowa w Polsce artykulow papierniczych, biurowych, szkolnych oraz artykutow dla
niemowlat i matych dzieci (wydruk KRS spotki, k. 186 - 193 akt).

W dniu 10 czerwca 2019 r. obowiazana dokonala zgloszenia w Urzedzie Patentowym
RP stowno-graficznego znaku towarowego ,,ZUMA Kids” pod nr Z.499982 dla towaréow w
postaci wozkow dziecigcych i ich czgéci oraz akcesoriow w klasie 12 Klasyfikacji Nicejskie;.
Obowigzana w sprzedazy wykorzystywata powyzsze oznaczenie wielokrotnie dla réznych
wozkow, w tym wozkéw wielofunkcyjnych. Niektére towary obowigzana oferowala pod
oznaczeniem slownym ,.Zuma Kids” wraz z dodatkowym czlonem ,,Solution”. Jednym z

takich produktéw jest adapter do fotelika ,,Max Cosi”, ktorych oferty sprzedazy w sklepach
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trzecich oznaczane sg jako ,,Zuma Kids, Solution, Adapter do fotelika Maxi Cosi” lub ,,Zuma
Kids Adapter Maxi Cosi — Zuma Kids Solution” (wydruk z wyszukiwarki UPRP dotyczgcy
znaku towarowego ,, Zuma Kids”, k. 521 - 522 akt, wydruki ze stron internetowych sklepow, k.
524 — 529 akt).

Produkty te mogg by¢ takze oznaczane przez inne sieci sklepdw internetowych
(np. (...) .pl) oraz portali aukcyjnych (np. (...).pl) pod nazwa ,,Zuma Kids, Solution 2 w 1.
Pismami z dnia 7 maja i 5 czerwca 2020 r. uprawniona wezwala grupe podmiotéw
za posrednictwem, ktorych prowadzona byla sprzedaz produktow ,,Zuma Kids, Solution
2 w 17, do zaprzestania naruszen (zrzuty ekranu ze stron sklepow internetowych, k. 195 - 292
akt, wezwanie przedprocesowe do spotki FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA ,,K.” K.K.T.
K.spotka jawna, k. 294 - 317 akt).

W odpowiedzi sprzedawcy wskazali, iz producentem wozkow ,,Zuma Kids Solution”
jest obowigzana. W dniu 24 czerwca 2020 r. uprawniona otrzymata pismo od obowigzanej
stanowigce wezwanie do zaniechania czynow nieuczciwej konkurencji (korespondencja
email, k. 320 - 321 akt, pismo z dnia 24 czerwca 2020 r., k. 323 - 330 akt).

Pismem z dnia 8 lipca 2020 r. uprawniona udzielita obowigzanej odpowiedzi,
wskazujac iz podejmowane dziatania nie stanowig czynu nieuczciwej konkurencji (odpowiedz
uprawnionej z dnia 8 lipca 2020 r., k. 332 - 346 akt).

Uprawniona w celu weryfikacji naruszenia patentu dokonata zakupu produkowanego
przez obowiazang wozka (wydruk zrzutow ekranu z procesu zakupu, k. 348 - 349 akt, wydruk
zdjecia karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu, k. 351 akt, wydruk zdjec¢ wozka, k. 355 - 385
akt).

Wozek produkowany pod oznaczeniem ,,Zuma Kids Solution” zawiera wktad
umozliwiajacy przeksztalcenie go z wozka do siedzenia w wodzek do lezenia i odwrotnie.

(wydruk zdjeé¢ wozka, k. 355 - 385 akt).

Na podstawie art. 235% § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Sad pominat dowod
z opinii prywatnej rzecznika patentowego Michata Wroblewskiego jako nieprzydatny
do wykazania danego faktu. Stwierdzi¢ bowiem nalezy, Zze wykazanie okolicznosci
wskazujacych na naruszenie w przedmiotowej sprawie zmierza¢ musi do wykazania
wkroczenia przez obowigzang, co do oferowanego produktu, w zakres ochrony patentowej
okreslonej trescig zastrzezenia niezaleznego, a wiec wskazanie iz okreslony produkt wypeinia
wszystkie cechy ujete w zastrzezeniu niezaleznym patentu. W judykaturze ugruntowany jest

poglad, ze odnosnie do kwestii oceny, czy dane rozwigzanie stanowi naruszenie prawa
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z patentu, sagd winien postuzy¢ si¢ dowodem z opinii bieglego, jako ze dla oceny kwestii
technicznych potrzebna jest bez watpienia wiedza specjalistyczna, ktora sad samodzielnie
nie dysponuje. Autorem opinii winien by¢ zatem ekspert w tej dziedzinie techniki, ktorej
dotyczy wynalazek. Tymczasem jak sam autor opinii wskazal w zastrzezeniach (str. 21
opinii), odzwierciedla ona jedynie wyktadni¢ przepisow prawa przyjeta przez autora. Autor
opinii jest bowiem rzecznikiem patentowym, a z tresci opinii i zatgcznikoOw nie wynika aby
legitymowat si¢ np. tytutem inzyniera lub inzyniera magistra z dziedziny techniki, do ktorej
nalezy wynalazek. Ztozona opinia prywatna nie ma zatem charakteru eksperckiej i nie byta

przydatna do wykazania faktu naruszenia.

Zgodnie z trecig art. 4792 § 1 k.p.c. na wniosek uprawnionego, jezeli wykaze on
w sposob wiarygodny okolicznosci wskazujace na naruszenie, sad moze przed wszczeciem
postgpowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku az do zamknigcia rozprawy w
pierwszej instancji wezwac¢ naruszajacego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach
dystrybucji towaréw lub ustug, jezeli jest to niezbedne dla dochodzenia roszczenia.

W mysl art. 47916 K.p.c. wniosek o udzielenie informacji powinien odpowiadaé¢
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawierac:

1) wykazanie w sposob wiarygodny okoliczno$ci wskazujacych na naruszenie prawa
wlasnosci intelektualnej;

2) okreslenie informacji, ktore sa przedmiotem wezwania;

3) okreslenie obowigzanego oraz wskazanie okolicznosci, z ktorych moze wynikac,
ze dysponuje on informacjami objetymi wnioskiem;

4) wykazanie, ze informacje sg konieczne do okreslenia zrodta lub zakresu naruszenia
prawa.

W doktrynie wskazuje sie, ze wymog wykazania wiarygodnych okoliczno$ci
wskazujacych na naruszenie prawa wilasnosci intelektualnej obejmuje obowigzek wykazania
faktu przystugiwania mu prawa, ktore podlega ochronie na drodze sadowej, a takze
wykazanie, Ze obowigzany podejmuje dziatania, w zakresie ktorych wnioskodawcy
przystuguje wylacznos¢.

W S$wietle powyzszego stwierdzi¢ nalezy, ze uprawniona nie wykazata w sposob
wiarygodny naruszenia. O ile bowiem zostato wykazane, ze przystuguje uprawnionej licencja
wylgczna na korzystanie z wynalazku chronionego patentem EP1795424 oraz fakt
ze obowigzana wprowadzala do obrotu réznego rodzaju produkty, w tym wozki

pod oznaczeniem ,,Zuma Kids Solutions” lub adaptery ,,Zuma Kids, Solution, Adapter
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do fotelika Maxi Cosi” o tyle uprawniona nie wykazala, ze dzialania te stanowig naruszenie.
Jedyny dowod przedstawiony na te¢ okolicznos¢, co zostato wyzej szczegdtowo omodwione,
nie byt przydatny do wykazania tegoz faktu. Konsekwencja powyzszego jest oddalenie

wniosku o udzielenie przez obowigzang informacji.

Niezaleznie jednak od powyzszego, Sad pragnie takze wskazaé, iz nawet gdyby
uprawniona prawidlowo wykazata okoliczno$¢ naruszenia w tym zakresie, to nie uchybia
to pozostatym zarzutom wskazanym w odpowiedzi obowigzanej na wniosek. W szczegdlno$ci
zasadny zdaniem Sadu byt zarzut dotyczacy braku uprawnienia do domagania si¢ udzielenia
informacji za okres pomiedzy data zawarcia umowy licencji, a datg wpisu licencji wylacznej
do rejestru Urzedu Patentowego RP.

Zgodnie z trescig art. 76 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci
przemystowej (dalej: p.w.p.), licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi
do rejestru patentowego. Uprawniony z licencji wytacznej wpisanej do rejestru moze na réwni
z uprawnionym z patentu dochodzi¢ roszczen z powodu naruszenia patentu, chyba ze umowa
licencyjna stanowi inaczej.

W doktrynie wskazuje si¢, ze umowa licencyjna ma charakter obligacyjny, w zwiazku
z czym bez wpisu do rejestru nie jest ona skuteczna wobec 0séb trzecich. Wraz z wpisem
uprawnienia licencjobiorcy uzyskuja pewne wlasciwosci prawa bezwzglgdnego mimo, ze nie
mieszcza si¢ one w sferze pojeciowej praw wylacznych (por.: M. Zalucki, Wytaczanie
powodztwa, s. 107). Natomiast licencjobiorca wyltaczny, ktorego licencja nie zostata
ujawniona w rejestrze patentowym lub co do ktérego uprawnienie do dochodzenia roszczen
wylaczono w umowie licencyjnej, jak rowniez licencjobiorca niewylaczny, nie moga
skutecznie dochodzi¢ roszczen z powodu naruszenia patentu, ich pozew podlega¢ bedzie
oddaleniu (E. Nowinska, A. Tischner, w.: System PrHandl, t. 3, 2015, s. 767).

Uprawniona uzyskata licencj¢ wylaczng na korzystanie z wynalazku chronionego
patentem EP1795424 z dniem 3 marca 2020 r., natomiast wpis o tym fakcie w rejestrze
Urzedu Patentowego RP zostal ujawniony z dniem 28 sierpnia 2020 r. W $wietle powyzszego,
nie jest uprawniony poglad, jakoby uprawniona mogla dochodzi¢ roszczen z tytulu naruszenia
patentu na réwni z uprawnionym z patentu od daty zawarcia umowy licencji. Sama bowiem
umowa licencji nie rodzi skutku wobec oséb trzecich, trudno za$ dopatrywac si¢ w tresci
przepisu, aby mozliwe byto nabycie takiego uprawnienia z mocg wsteczng, a wigc za okres
poprzedzajacy wpis. W tym zakresie Sad podziela argumentacj¢ wywiedziong przez

obowigzana.



Co wigcej, powyzsze zagadnienie stawia pod znakiem zapytania okoliczno$¢
wykazania naruszenia w okresie nast¢pujacym po dacie 28 sierpnia 2020 r. Przedstawione
przez uprawniong dowody dotyczace sprzedazy produktu obejmuja bowiem wytacznie okres
od maja do poczatku lipca 2020 r. Tymczasem obowigzana w odpowiedzi na wniosek
wskazala, ze aktualnie (tj. w okresie po 28 sierpnia 2020 r.) nie sprzedaje juz spornych
wozkow, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, ze uprawniona nie wykazata takze w tym

zakresie okoliczno$ci wskazujacych na naruszenie.

SSO Agnieszka Matlak



